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characterised by a desirable characteristic or property, namely 

"a shape memory material". 

The claims therefore encompass all products that have this characteristic or 
property, but the application provides support by the description (PCT 
Article 5) for only a limited number of such products. In the present case, 
the claims lack the proper support and the application lacks the requisite 
disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a 
meaningful search covering the entire range of protection sought. 
Moreover, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) since 
they attempt to define the product by the result that is to be achieved. This 
lack of clarity too is such that it is impossible to carry out a meaningful 
search covering the entire range of protection sought. The search was 
therefore directed to the parts of the claims that appear to be clear, supported 
or disclosed in the above sense: 
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glycolide and dioxane. 

The claims therefore encompass all products that have this characteristic or 
property, but the application provides support by the description (PCT 
Article 5) for only a limited number of such products. In the present case, 
the claims lack the proper support and the application lacks the requisite 
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meaningful search covering the entire range of protection sought. 
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Claim 9 of the present application), "paradioxanone", "ethylene- or 
propylenoxide oligomers" (see page 7 of the present description). 

The applicant is advised that claims or parts of claims relating to inventions 
in respect of which no international search report has been established 
normally cannot be the subject of an international preliminary examination 
(PCT Rule 66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining 
Authority the EPO generally will not carry out a preliminary examination for 
subjects that have not been searched. This also applies to cases where the 
claims were amended after receipt of the international search report (PCT 
Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the 
procedure under PCT Chapter II. 
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Kaiegorie 0 


Bezeichnung der Veratfenfflchung, soweit ertorderlich unter Angabe der In Belracht kommenden Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


X 


WO 99 42528 A (MNEMOSCIENCE GMBH ; LANGER 
ROBERT S (US)) 

26. August 1999 (1999-08-26) 
1n der Anmeldung erwahnt 
Anspruche 1-40 

Seite 7, Zeile 5 -Seite 13, Zeile 6 
Seite 14, Zeile 30 -Seite 18, Zeile 15 
Seite 21, Zeile 1 -Seite 27, Zeile 25 
Bei spiel 1 


1-7,9, 
10,13, 
lo-co 


X 


• ■ A a. _ a A. ^ A «■« Bk /!■■ A a M .A lilt ^ M»^P* T ft. 1 1*** T" 

WO 99 42147 A (MASSACHUSETTS INST 
TECHNOLOGY) 26. August 1999 (1999-08-26) 
in der Anmeldung erwahnt 
AnsprQche 1-25 

Seite 6, Zeile 5 -Seite 12, Zeile 7 
Seite 13, Zeile 24- -Seite 20, Zeile 29 
Beisplel 1 


1-7,9, 
10,13, 
16-23 


X 


EP 0 415 671 A (YAMANOUCHI PHARMA CO LTD) 
6. Marz 1991 (1991-03-06) 

Anspruche 1,5,6,8-13 
Abbildung 7 

Seite 4, Zeile 33 -Seite 6, Zeile 9 
Bei spiel 22 


1,2,4,6, 
8,10,11, 
13,16, 
17,20-23 


X 


EP 1 000 958 A (TAKIRON CO) 
17. Ma1 2000 (2000-05-17) 

Anspruche 1-27,30 
Absatze '0021!-* 0028! 
Absatze '0031 '.-'0048! 


1-6,9, 
13,16, 
17,19,23 


X 


EP 0422 693 A (TH0RATEC LAB CORP) 
17. April 1991 (1991-04-17) 
AnsprQche 1-12 

Seite 2, Zeile 28 -Seite 4, Zeile 43 


1,2,4,6, 
13,17,23 


x • 


US 2001/009982 Al (FERRERA DAVID A ET AL) 
26. Juli 2001 (2001-07-26) 

AnsprQche 1-31 

Absatze '0061! , '0062! , '0066! , '0067! 


1-4,6,8, 

10,13, 

17-19,23 


E 


US 2003/153972 Al (HELMUS MICHAEL) 
14. August 2003 (2003-08-14) 

Anspruche 1-44 
Absatze 

*00?4' '00261 '0028' -'0031' '0034' '0036' 
' 0038 ! - ' 0041 ! , ' 0046 ! , « 0049 ! - ' 0061 ! , ' 0063 ! 


1-6, 

8-10,13, 
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PP 03/07515 



Feld I Bemerkungen zu den AnsprQchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 



GemaG Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden GrOnden fOr bestimmte AnsprOche kein Recherchenberlcht erstellt: 
1. 1 AnsprOche Nr. 

— well sie sich auf Gegenstande bezlehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpflichtet 1st, namlich 



2. PH AnsprOche Nr. 1-23 (ZUOI Tell) 

— well sie sich auf Teile der International Anmeldung bezlehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenlg entsprechen, 
daG eine sinnvoile Internationale Recherche nicht durchgefOhrt werden kann, namlich 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. AnsprOche Nr. 

— weil es sich dabei um abhangige AnsprOche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaGt slnd. 



Feld I! Bemerkungen bei mangelnder EinheitJichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1 ) 



Die Internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daG dlese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthfiit: 



1 . I I Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitlg entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
I — ' Internationale Recherchenberlcht auf alle recherchierbaren AnsprOche. 

5 I I Da fOr alle recherchierbaren AnsprOche die Recherche ohne elnen Arbeitsaufwand durchgefQhrt werden konnte, der eine 
I — I zusatzliche RecherchengebOhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert 



3. I I Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitlg entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
I — ■ Internationale Recherchenberlcht nur auf die AnsprOche, fOr die GebOhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
AnsprOche Nr. 



4. J Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren nicht rechtzeitlg entrichtet. Der Internationale Recher- 
— chenberlcht beschrankt sich daher auf die in den AnsprQchen zuerst erwahnte Erfindung; diese 1st In folgenden AnsprQchen er- 
faBt: 



Bemerkungen hinsichtfich ernes Widerspruchs Qjj Die zusatzlichen GebOhren wurden vom Anmelder unter Wlderspruch gezahlt. 

| [ Die Zahlung zusStzllcher RecherchengebOhren erfolgte ohne Wlderspruch. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(Jull 1998) 



Internationales AklenzelchenPCT/EP 03 A7515 



WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Fortsetzung von Feld 1.2 
AnsprQche Nr.: 1-23 (zum Teil) 



1. Die geltenden Patentanspruche 1, 20, 23 / 2-19, 21,22 (zum Ten) 
bezlehen sich auf eine Verbindung, jeweils charakterlslert durch e1ne 
erstrebenswerte Eigenheit oder Elgenschaft, namlich 

"ei n Form-6edachtn1 s-Materi al " . 

Die Patentanspruche umfassen daher alle Produkte, die diese Eigenheit 
Oder Eigenschaft aufwelsen, wohingegen die Patentanmeldung StOtze durch 
die Beschrelbung 1m Slnne von Art. 5 PCT nur fur eine begrenzte Zahl 
sol cher Produkte Hefert. Im vorliegenden Fall fehlen den 
PatentansprQchen die entsprechende Stutze bzw. der Patentanmeldung die 
notlge Offenbarung 1n elnem solchen MaBe, daB eine slnnvolle Recherche 
Qber den gesamten erstrebten Schutzberelch unmogllch erscheint. 
Desungeachtet fehlt den PatentansprQchen auch die in Art. 6 PCT 
geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt Qber das 
jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit 
1st dergestalt, daB er eine slnnvolle Recherche Dber den gesamten 
erstrebten Schutzbereich unmogllch macht. Daher wurde die Recherche auf 
folgende Telle der Patentanspruche gerichtet, welche 1m o.a. Sinne als 
klar, gestOtzt oder offenbart erscheinen: 

die Derlvate offengelegt in den Anmeldungen WO 99/42528 und W09942147 
(Selte 7 vorllegender Beschreibung) 

sowie die Begriffe "Form-Gedachtnis-Material", "Form-Gedachtnis-Polymer" , 
"SMP", "shape memory material", "shape memory polymer" (vergleiche 
Anspruche 1-23 vorllegender Anmeldung). 

2. Der geltende Patentanspruch 9 bezieht sich auf eine Verbindung, 
jeweils charakterlslert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder 
Eigenschaft, namllch dass 

das SMP-Material Einhelten, abgeleltet von Caprolacton, Lactld, Glykolid 
und Dloxanon, umfasse. 

Die Patentanspruche umfassen daher alle Produkte, die diese Eigenheit 
oder Eigenschaft aufwelsen, wohingegen die Patentanmeldung Stutze durch 
die Beschreibung 1m Slnne von Art. 5 PCT nur fur eine begrenzte Zahl 
sol cher Produkte Hefert. Im vorliegenden Fall fehlen den 
PatentansprQchen die entsprechende StOtze bzw. der Patentanmeldung die 
notige Offenbarung 1n elnem solchen MaBe, daB eine slnnvolle Recherche 
Qber den gesamten erstrebten Schutzberelch unmoglich erscheint. 
Desungeachtet fehlt den PatentansprQchen auch die 1n Art. 6 PCT 
geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt Qber das 
jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit 
ist dergestalt, daB er eine slnnvolle Recherche Qber den gesamten 
erstrebten Schutzberelch unmogllch macht. Daher wurde die Recherche auf 
folgende Telle der PatentansprQche gerichtet, welche 1m o.a. Sinne als 
klar, gestOtzt oder offenbart erscheinen: 



Internationales AktenzeichenPCT£P 03 £7515 



WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Caprolacton-coglycolld Segmente, Netzwerk aus Caprolacton-co-glycolid 
Segmenten, Copolymer n-Butyl acryl at , Copolyesterurethannetzwerk aus 
01igo'(epsi1on-hydroxycaproat!-co-glycolat!tetraol und Dlisocyanat (siehe 
Seite 30 vorliegender Beschrelbung) 

sowle die Segmente "Caprol acton", "Lactld", "Glycol id", "Dloxanon" (siehe 
Anspruch 9 vorliegender Anmeldung), "Paradloxanon", "Ethylen- Oder 
Propyl enox1dol1gomere" (siehe Seite 7 vorliegender Beschrelbung). 

Der Anmelder w1rd darauf hingewlesen, daB PatentansprOche, Oder Telle von 
PatentansprOchen, auf Erfindungen, fiir die kein Internationaler 
Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nlcht Gegenstand elner 
International en vorlauflgen Priifung se1n konnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als m1t der international en vorlauflgen Priifung 
beauftragte Behorde wird das EPA also in der Regel kelne vorlaufige 
PrOfung fur Gegenstande durchfOhren, zu denen keine Recherche vorliegt. 
Dies gilt auch fur den Fall, daB die PatentansprOche nach Erhalt des 
International en Recherchenberichtes geandert wurden (Art. 19 PCT), oder 
fur den Fall, daB der Anmelder 1m Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue PatentansprOche vorlegt. 
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